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XXI1 GWo 69/20

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. R.. Inc. z siedziba

w Winston-Salem (Stany Zjednoczone) wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen:

I. o nakazanie obowigzanej P. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w

Krakowie zaniechania naruszen patentu PL/EP 3491944 polegajacych na

oferowaniu, przechowywaniu, sktadowaniu

1 wprowadzaniu do obrotu oraz importowaniu i eksportowaniu dla tych celow

papierosa do zastosowania z zasilanym urzadzeniem do generowania aerozolu

zawierajacym:

a

zrédlo zasilania

co najmniej jedng elektryczng oporowa jednostke grzewcza do formowania
termicznie generowanego aerozolu, ktory zawiera sktadniki tytoniu 1
mechanizm sterowania zawierajacy czujnik, ktory jest w stanie selektywnie
zasila¢ elektryczny oporowy element grzewczy co najmniej w trakcie okresow
zaciagania,

przy czym urzadzenie zawiera obudowe¢ zewnetrzng dla papierosa, ktéry ma
by¢ umieszcany w obudowie zewnetrzne;j,

przy czym co najmniej cze$c elektrycznego oporowego elementu grzewczego
jest wydtuzona 1 co najmniej czg$¢ rozcigga si¢ dalej w obudowie zewngtrznej
w taki sposob, ze co najmniej czg$¢ cze$¢ oporowego elementu grzewczego
moze rozciggac si¢ do papierosa,

przy czym papieros zawiera co najmniej jedng postaC tytoniu 1 materiat
tworzacy aerozol zastosowany dodatkowo do tytoniu,

tyton owinicty jest w papierowa owijke, przy czym papierowa owijka jest
laminatem z papieru i folii metalowej,

przy czym tyton obecny jest w postaci sieci odtworzonego arkusza tytoniu
zebranego tak, aby mial wiele wzdluznie przebiegajacych kanalow, ktory
dziata jako podloze dla materiatu tworzacego aerozol,

przy czym material tworzacy aerozol jest wybrany sposrod gliveryny, glikolu

propylenowego lub ich mieszanin,

w szczegolnosci produktow oferowanych przez obowigzang pod oznaczeniem

HEETS;



Il. o zniszczenie bedacych wlasnoscia obowigzanej produktow, o ktorych mowa
w punkcie I. powyzej;
poprzez:

1) zakazanie obowigzanej, na czas trwania postepowania gtownego, jednak nie dtuzej niz
do 16 pazdziernika 2027 r., naruszen patentu PL/EP 3491944 polegajacych
na oferowaniu, przechowywwaniu, skltadowaniu i wprowadzaniu do obrotu oraz
improtowaniu i eksportowaniu dla celow produktu opisanego w punkcie 1. powyzej
- w szczegoOlnosci produktow oferowanych przez obowigzang pod oznaczeniem
"HEETS”;

2) zajecie, na czas trwania postgpowania gltownego, jednak nie dluzej niz do
16 pazdziernika 2027 r., produktow bedacych wilasnoscia obowigznaje i opisanych
w punkcie I powyzej - w szczegolnosci produktéw oferowanych przez obowigzang
pod oznaczeniem "HEETS”

w szczegblnosci znajdujacych sie pod adresem:

1. AL ()GIK,

2. (..),(...)B.

oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie produkty te sa skladowane, a ktore

zostang ujawnione w toku postgpowania egzekucyjnego.

Ponadto uprawniona wniosta o zagrozenie obowiazanej, w trybie art. 756° w zw. z art.
1051" k.p.c., nakazaniem zaplaty na rzecz uprawnionej kwoty 250.000 zt za kazdy przypadek

naruszenia ktoregokolwiek z nakazéw zaniechania naruszen (wniosek, k. 5 - 27 akt).

Sad ustalil i zwazyl co nastepuje:

Uprawniona R. Inc. z siedzibg w Winston-Salem (Stany Zjednoczone) jest czeScia
grupy B. (wydruk z (...) , k. 83 - 85 akt, akt zalozycielski spotki R. , k. 41 -55 akt).

Grupa B. dostarcza produkty tytoniowe i nikotynowe klientom na calym $wiecie.
Aktualna dziatalno$¢ grupy koncentruje si¢ na wprowadzeniu do obrotu produktow
optymalnie odpowiadajacych potrzebom os6b palacych, ktore poszukuja alternatyw dla
tradycyjnych papierosoéw. Dzialania spotek zmierzaja do wprowadzenia innowacyjnych
produktow, obnizajacych ryzyko wystapienia szkod u konsumentow
1 potencjalnie zmniejszajacych ich ryzyko w pordwnaniu z tradycyjnymi papierosami.

R., Inc. Przystuguje na terytorium Polski prawo z tytulu patentu europejskiego PL/EP
3491944, zgloszonego  pierwotnie  pod nr  EP 19151511.3 w  dniu
16 pazdziernika 2007 r., z pierwszenstwem od dnia 18 pazdziernika 2006 r. Patent EP
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3491944 zostal udzielony w dniu 4 maja 2020 r. (ogloszenie z 27 maja 2020 r.), a nastepnie
zostal walidowany w Polsce z dniem 5 pazdziernika 2020 r. i pozostaje w mocy do dnia
16 pazdziernika 2027 r. Przedmiotem patentu jest wynalazek pt. ,,Wyrdb do palenia
zawierajacy tyton”. Aktualnie spotka P. S.A. kwestionuje wazno$¢ patentu EP 3491944 w
procedurze sprzeciwowe] toczacej si¢ przed Europejskim Urzedem Patentowym,
zainicjowanej sprzeciwem z dnia 29 wrzesnia 2020 r.

Zakres ochrony wynikajacej z patentu EP 3491944 definiuja zastrzezenia niezalezne,
W tym zastrzezenie niezalezne 1., stanowigce ze patent EP 3491944 chroni papieros (150)
do zastosowania z zasilanym urzgdzeniem (10) do generowania aerozolu zawierajagcym:

- zrodlo zasilania elektrycznego (36)

- co najmniej jedng elektryczng oporowa jednostke grzewcza (72)
do formowania termicznie generowanego aerozolu, ktory zawiera sktadniki
tytoniu i,

- mechanizm (50) sterowania zawierajacy czujnik (60), ktory jest w stanie
selektywnie zasila¢ elektryczny oporowy element grzewczy (72) co najmniej
w trakcie okresow zaciagania,

- przy czym urzadzenie (10) zawiera obudowe zewnetrzng (20) dla papierosa
(150), ktory ma by¢ umieszcany w obudowie zewngtrznej (20),

- przy czym co najmniej cze$c elektrycznego oporowego elementu grzewczego
(72) jest wydluzona i co najmniej cze$¢ rozcigga si¢ dalej w obudowie
zewnetrznej (20) w taki sposob, ze co najmniej cze$¢ czes¢ oporowego
elementu grzewczego (72) moze rozciggac si¢ do papierosa (150),

- przy czym papieros zawiera co najmniej jedng posta¢ tytoniu 1 material
tworzacy aerozol zastosowany dodatkowo do tytoniu (89),

- tyton owinigty jest w papierowa owijke (160), przy czym papierowa owijka
jest laminatem z papieru i folii metalowej,

- przy czym tyton obecny jest w postaci sieci odtworzonego arkusza tytoniu
zebranego tak, aby mial wiele wzdluznie przebiegajacych kanalow, ktory
dziata jako podloze dla materiatu tworzacego aerozol,

- przy czym material tworzacy aerozol jest wybrany sposrod gliveryny, glikolu
propylenowego lub ich mieszanin (wycigg z rejestru patentowego dotyczgcy
patentu EP 3491944, k. 87 - akt, wydruk z bazy danych UPRP, k. 90 - 92 akt,
dokumentacja patentu EP 3491944, k. 94 - 134 akt).



Obowigzana P. Spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cig z siedzibg w Krakowie jest
czescig grupy P. . Obowigzana od kwietnia 2017 r. sprzedaje i dystrybuuje seri¢ urzadzen
podgrzewajacych tyton na polskim rynku: IQOS 2.4 Plus - Urzadzenie do podgrzewania
tytoniu sktadajace si¢
z uchwytu i tadowarki, IQOS 3 Multi - Zintegrowane urzadzenie do podgrzewania tytoniu
sktadajace si¢ jedynie z uchwytu, IQOS 3 Duo - Urzadzenie do podgrzewania tytoniu
sktadajace si¢ z uchwytu i fadowarki oraz produkt HEETS stanowiacy papierosy do uzytku
z urzadzeniami IQOS (wydruk materiatow promocyjnych ze strony obowigzanej, k. 136 - 138,
150 - 158 akt, papierosy HEETS - dowdd rzeczowy, urzgdzenie IQOS 2.4 - dowdd rzeczowy).

Urzadzenie IQOS moze by¢ wykorzystane wielokrotnie, natomiast papierosy HEETS
jako wktady dedykowane do podgrzewania w urzadzeniach IQOS, sa jednokrotnego uzytku
1 jako takie po kazdym uzyciu muszg by¢ zamienione na nowe. Przecigtny konsument
dokonuje jednorazowego zakupu urzadzenia IQOS na kilka lat 1 systematycznych zakupoéw
opakowan papierosow HEETS (wydruk materiatow promocyjnych ze strony obowigzanej,
k. 136 - 138, 150 - 158 akt, papierosy HEETS - dowdd rzeczowy, urzgdzenie 1Q0OS 2.4 -
dowdd rzeczowy).

Urzadzenie IQOS i papierosy HEETS dystrybuowane sa przez obowigzana jako
produkty komplementarne, np. papierosy HEETS dodawane sa bezptatnie przy zakupie
urzadzenia IQOS. Sa one takze dostepne w e-sklepach i stacjonarnych sklepach lub punktach
sprzedazy. Z samej informacji na opakowaniu wktadoéw tytoniowych HEETS wynika, iz stuza
one do uzytku jedynie w urzadzeniach wykorzystujacych technologie 1QOS HeatControl
(potwierdzenie zamowienia, k. 140 - 148 akt).

Obowiazany poniost naktady finansowe przekraczajace (...) ztotych na wprowadzenie
swoich produktéw na rynek polski, tworzac rozlegla sie¢ handlowa w catym kraju. W Polsce
znajduje sie 13 butikow IQOS, 280 stoisk zlokalizowanych glownie w centrach handlowych,
ok. 200 stanowisk dedykowanych 1QOS zlokalizowanych w innych sklepach detalicznych
oraz ponad 7000 innych placéwek, oferujagcych wyroby obowigzanego. Spotki P. w Polsce
zatrudniajg ok. 4500 pracownikow, a spotki wspotpracujace z obowigzanym — ok. 2500 oséb.
Produkty IQOS maja w Polsce ponad (...) uzytkownikow (odpowiedz na wniosek — K. 635 i
nast.).

Uprawniony swoje produkty, oferowane pod nazwa handlowg GLO wprowadzil na
polski rynek we wrzes$niu 2018 r. Do pazdziernika 2020 r. nie wszczynal zadnych krokow
prawnych przeciwko obowigzanemu. W ocenie obowigzanego, uprawniony najpierw

wykorzystal naktady obowigzanego na komercjalizacj¢ nowej kategorii produktéw
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tytoniowych, a obecnie, poprzez wniosek o zabezpieczenie, bez przeprowadzenia petlnego
postgpowania dowodowego, dazy do usunigcia produktow obowigzanego z rynku i trwatego
pozbawienia go pozycji lidera.

Pomigdzy stronami od 2018 r. trwa spor patentowy dotyczacy produktéw i technologii
HnB. Procesy toczg si¢ obecnie w W., W., N. , C., J. i S. . Obie strony (oraz spotki
powiazane) wystepuja w tych procesach zar6wno w roli powoddéw, jak i pozwanych.
Pierwszy proces o naruszenie patentu przez system GLO zostal wszczety w J. przez spotke P.
S.A. wczerwcu 2018 r.

W ocenie uprawnionego oferowane przez obowigzang do sprzedazy na terytorium P.
papierosy HEETS wraz z urzadzeniem IQOS realizuja wszystkie 6 cech technicznych
okreslonych w niezaleznym zastrzezeniu nr 1. patentu EP 3491944 uprawnionej, bowiem:

- wkiady tytoniowe HEETS stanowia papieros do zastosowania z zasilanym
urzadzeniem do generowania aerozolu IQOS;

- IQOS to urzadzenia do generowania aerozolu zawierajace w uchwycie zrodio
zasilania elektrycznego (bateri¢), posiadajace elektryczng oporowa jednostke grzewcza
W postaci ostrza grzewczego do formowania termicznie generowanego aerozolu, ktory
zawiera sktadniki tytoniu 1 mechanizm sterownika zawierajacy czujnik, ktory jest w stanie
selektywnie zasila¢ ostrze grzewcze co najmniej w trakcie okresow zaciggania bowiem ostrze
grzewcze dziata zardwno jako zrddlo ciepla jak i czujnik temperatury, przy czym uchwyt
do palenia urzadzenia IQOS zawiera obudowg zewnetrzng dla papierosa, ktory ma by¢
umieszczany w obudowie zewnetrznej;

- czg$¢ ostrza grzewczego ma wydluzony ksztaltt 1 rozcigga si¢ dalej w obudowie
zewngtrznej w taki sposob, Ze ostrze grzewcze rozcigga si¢ do papierosa HEETS i przenika
do cze$ci papierosa zawierajacej tyton;

- papieros HEETS zawiera tyton jak i materialy tworzacy aerozol w postaci gliceryny
i glikolu propylenowego, zastosowane dodatkowo w tytoniu;

- wklady HEETS dedykowane do urzadzen IQOS zawierajg tyton w postaci
uformowanego arkusza, ktory owinigty jest w papierowa owijke stanowiaca laminat papieru
i folii metalowej;

- wktady HEETS zawieraja tyton w formie zebranego arkusza, ktory zebrany jest
w ten sposOb ze posiada wiele wzdluznie przebiegajacych kanatow (techniczna opinia
ekspercka dr hab. inz. M.B. i dr inz. R.G,, k. 162 - 179 akt).

Obowigzana aktywnie promuje papierosy HEETS (wydruk materiatow promocyjnych
ze strony obowigzanej, k. 136 - 138, 150 - 158 akt).



Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu
przez sad mozna zada¢ udzielenia zabezpieczenia.

W mysl art. 730 § 2 k.p.c., Sad moze udzieli¢ zabezpieczenia przed wszczeciem
postepowania lub w jego toku, natomiast zgodnie z art. 730" §1 k.p.c., udzielenia
zabezpieczenia moze zada¢ kazda strona lub uczestnik postgpowania, jezeli uprawdopodobni
roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, ktory z kolei istnieje wtedy
(zgodnie z § 2), gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie
zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi lub powaznie utrudni
osiggnigcie celu postgpowania w sprawie. W doktrynie podkresla sig, ze ,,0siggnigcie celu
postepowania w sprawie w rozumieniu art. 730" § 2 wigzaé nalezy z rodzajem ochrony
prawnej, ktoérej udzielenia zada si¢ w postepowaniu cywilnym. O istnieniu podstawy
zabezpieczenia mozna wiec moéwi¢ wtedy, gdy bez zabezpieczenia ochrona prawna udzielona
W merytorycznym orzeczeniu w sprawie okaze si¢ niepetna”. (A. Jakubecki (red), Kodeks
postepowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II).

Natomiast roszczenie jest uprawdopodobnione, jezeli prima facie istnieje znaczna
szansa na jego istnienie, co nie wyklucza tego, iz w $wietle glgbszej analizy stanu
faktycznego 1 prawnego, Sad poczyni odmienng ocen¢ (por.. postanowienia Sqdu
Apelacyjnego w Szczecinie: z 27 kwietnia 2006 r. 1 ACz 468/, LEX nr 516571 i z 28 grudnia
2006 r. | ACz 1129/06, LEX nr 516576). Wymog uprawdopodobnienia, a nie dowiedzenia
istnienia roszczenia, oznacza zwolnienie strony, obcigzonej ci¢zarem takiego
uprawdopodobnienia, z obowigzku zachowania szczegdtowych przepisOw o postgpowaniu
dowodowym (art. 243 k.p.c.).

Dla udzielenia zabezpieczenia konieczne jest zatem kumulatywne zaistnienie dwoch
przestanek okre§lonych w art. 730" k.p.c., uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie
interesu prawnego. Postepowanie zabezpieczajace jest procesowa formg tymczasowej
ochrony prawnej 1 spelnia pomocniczg rolg w stosunku do postepowania rozpoznawczego.
Jego celem jest zapewnienie efektywnoS$ci orzeczenia wydanego w postgpowaniu, w ktérym
wierzyciel ma dochodzi¢ swego roszczenia, jednakze bez przesadzania o ksztalcie przysztego
rozstrzygnigcia w sprawie.

Dyspozycja art. 738 k.p.c. zakresla z kolei ramy wskazujac, ze Sad rozpoznaje wniosek
o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorgc za podstawe orzeczenia materiat

zebrany w sprawie.



Podstawg materialnoprawng wniosku o udzielenie zabezpieczenia sg przepisy ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wiasno$ci przemystowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286,
zwana dalej: p.w.p.).

Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej, przez uzyskanie patentu nabywa si¢ prawo wylgcznego Korzystania
z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie
patentowym, natomiast opis wynalazku i rysunki moga shluzy¢ do wykltadni zastrzezen
patentowych. W orzecznictwie wskazuje si¢ przy tym, ze dla przyjecia naruszenia patentu
wystarczy ustalenie, ze sporne rozwigzanie wchodzi w zakres ktéregokolwiek z zastrzezen
niezaleznych patentu, ktére przedstawiaja ogdt cech zglaszanego wynalazku, podczas
gdy zastrzezenia zalezne stanowig warianty wynalazku lub stuzg jedynie do sprecyzowania
cech wymienionych w zastrzezeniu niezaleznym (art. 33 ust. 4 p.w.p.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokonywaniu europejskich zgtoszen patentowych oraz
skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 14 marca 2003 r. (t..
z 16/12/2015 r.), przez uzyskanie patentu europejskiego, w ktorym Rzeczpospolita Polska
zostata wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa sie, takie same prawa, jakie przyznaje patent
udzielony na podstawie ustawy Prawo wlasnosci przemystowej. By walidowaé patent
europejski na terytorium Polski, uprawniony z patentu europejskiego obowigzany jest ztozyé
w Urzedzie Patentowym jego tlumaczenie na jezyk polski w terminie trzech miesigcy od daty
opublikowania przez Europejski Urzad Patentowy informacji o udzieleniu patentu (art. 6 ust.
2).

Uprawniony, ktorego patent zostal naruszony, moze zada¢ zaniechania naruszania,
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez
naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogélnych albo poprzez zaptate sumy pieni¢znej
w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia (art.
287 ust. 1 p.w.p.). Okreslony w art. 66 p.w.p., negatywny zakres ochrony patentowej jest
unormowany Ww sposOb wyczerpujacy, a katalog zadan uprawnionego ma charakter
zamknigty. Z art. 66 w zw. z art. 287 ust. 1 p.w.p. wynika konstrukcja roszczenia
zakazowego, w ktorym uprawniony moze zada¢ zaniechania naruszen w postaci wytwarzania,
uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celow produktu
bedacego przedmiotem wynalazku, stosowania sposobu bedacego przedmiotem wynalazku,
a takze uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celéw

produktow otrzymanych bezposrednio takim sposobem.



Zgodnie natomiast z art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnos$cia naruszajacego bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte
do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu,
przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzone] na jego rzecz sumy pieni¢znej albo
zniszczeniu.

Patent EP 3491944 jest patentem europejskim walidowanym na terytorium Polski,
z tego tez wzgledu przy interpretacji jego zakresu konieczne jest odwolanie si¢ do tresci
Konwencji z dnia 5 pazdziernika 1973 r. o udzielaniu Patentéw Europejskich (dalej: k.p.e.).

Zgodnie z trescig art. 69 ust. 1 k.p.e. zakres ochrony przyznany patentem europejskim
lub europejskim zgloszeniem patentowym okresla tre$¢ zastrzezen patentowych. Niemniej
jednak, opis 1 rysunki stuzg do interpretacji zastrzezen patentowych.

Integralng czescig k.p.e. jest Protokot w sprawie interpretacji artykutu 69. W art.
1 protokotu, opatrzonym nagtowkiem ,,Zasady ogoélne”, postanowiono: ,artykut 69 nie
powinien by¢ interpretowany w taki sposob, ze przez zakres ochrony przyznanej patentem
europejskim rozumie si¢ zakres okreslony $cisle literalnym znaczeniem sformutowan uzytych
w zastrzezeniach, przy czym opis i rysunki majg stluzy¢ jedynie do celu wyjasnienia
niejasnosci stwierdzonych w zastrzezeniach. Nie powinien tez by¢ rozumiany w taki sposob,
ze zastrzezenia stuza jedynie jako wskazowka i ze faktyczna przyznana ochrona moze
obejmowac to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny wedlug opisu i rysunkow byto
zamierzeniem wiasciciela patentu. Przeciwnie, art. 69 nalezy interpretowa¢ w taki sposob,
ze okresla on stanowisko pomigdzy tymi dwoma skrajnosciami, ktore taczy w sobie stuszng
ochrone dla wiasciciela patentu z uzasadnionym stopniem pewno$ci prawnej dla o0sob
trzecich”. Jak stanowi art. 2 protokotu (opatrzony nagtéwkiem ,,Ekwiwalenty”), ,,Dla celow
okreslenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze si¢ pod uwage kazdy
element, ktory jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzezeniach”.

Konsekwentnie, w przypadku sporu o naruszenie patentu zadanie udzielenia na drodze
sagdowej ochrony wynikajacej z naruszenia patentu wymaga dokonania nastepujacych ustalen:

1) istnienia waznego patentu potwierdzonego dokumentem urzedowym;

2) ustalenia wkroczenia w  zakres przedmiotowy patentu, polegajacego

na weryfikacji, czy kolidujagce rozwigzanie wyczerpuje zastrzezenia patentowe,
a zatem miesci si¢ w granicach objetego ochrong wynalazku;
3) ustalenia, ze wkroczenie w sfer¢ uprawnien wynikajacych z patentu przez

korzystanie z kolizyjnego rozwigzania:



a. stanowi korzystanie z wynalazku przez realizacj¢ dzialan objetych
wylacznoscia,

b. odbywa si¢ w granicach czasowych i terytorialnych patentu,

c. ma charakter zawodowy lub zarobkowy;

4) ustalenia, ze wkroczenie w sfere uprawnien wynikajacych z patentu ma bezprawny
charakter, a zatem nie istniejg ustawowe podstawy korzystania z opatentowanego
rozwigzania przez osobe trzecia.

Uwzglednienie przez Sad dochodzonego roszczenia zalezne jest od udowodnienia
przez powoda speklienia wszystkich wymienionych przestanek odpowiedzialnosci
pozwanego za naruszenie jego wylacznosci (tak: Justyna Ozegalska-Trybalska [w:]
Ograniczenia Ochrony Patentowej a Naruszenie Patentu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019,
S. 93 - 94).

Z zaoferowanego materiatu dowodowego wynika w sposob niewatpliwy uprawnienie
R. , Inc. z siedzibg w  Winston-Salem do  wylacznego  uzywania
na terytorium Polski chronionego patentem europejskim EP/PL nr 3491944 wynalazku pt.
Wyrob do palenia zawierajqgcy tyton.

Sporng kwestig jest natomiast, czy wprowadzony do obrotu w 2017 r. wyrdb
obowigzanego narusza zastrzezenie niezalezne nr 1, je$li chodzi o przystugujacy
uprawnionemu patent. Obie strony sporu ztozyty do akt sprawy prywatne opinie eksperckie
przekonujace o stusznosci ich stanowisk.

Aby stwierdzi¢ naruszenie patentu, dane rozwigzanie techniczne musi naruszaé
wszystkie cechy niezaleznego zastrzezenia patentowego, a obowigzany wskazuje na co
najmniej cztery cechy zastrzezenia niezaleznego, ktore nie zostaly speilnione. Ztozony
charakter stanu faktycznego w niniejszej sprawie i konieczno$¢ skorzystania z wiedzy
specjalnej niezaleznego bieglego nie pozwala sadowi, na obecnym etapie postgpowania,
uzna¢ roszczenia za uprawdopodobnione, co nie znaczy, Ze sytuacja ta nie zmieni si¢ w
trakcie postepowania po dopuszczeniu dowodu z takiej opinii.

Nalezy takze pamigta¢ o pozostatych okoliczno$ciach sprawy. Pomigdzy stronami i
podmiotami powigzanymi toczg si¢ spory patentowe przed 11 sadami na calym $wiecie, przy
czym do chwili obecnej zaden z nich nie zostal zakonczony. Przedmiotowy patent zostat
przez obowigzanego zakwestionowany przed Urzedem Patentowym i polskim, i europejskim.
Obowigzany wprowadzit na rynek polski swoj produkt juz w 2017 r., péttora roku przed

uprawnionym, ponidst w zwiagzku z tym znaczne naktady finansowe i pozyskat klientoéw na
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tego typu produkty tytoniowe, natomiast uprawniony az do ztozenia niniejszego wniosku, tj.
do pazdziernika 2020 r., nie podejmowat zadnych krokéw prawnych wobec obowigzanego w
zwigzku z naruszeniem patentu.

Nalezy tez podkresli¢, ze przedstawiony przez uprawnionego sposob zabezpieczenia,
prowadzacy do wyeliminowania produktéw strony przeciwnej z rynku, nadmiernie ingeruje w
prawa 1 obowigzki obowigzanego, uniemozliwiajac mu prowadzenie dziatalnosSci
gospodarczej w sytuacji, gdy nie sposob jednoznacznie i definitywnie stwierdzi¢, ze doszto do
naruszenia zastrzezen patentowych. Nadto, udzielenie zabezpieczenia we wnioskowanym
zakresie wigzatoby sie z negatywnymi skutkami nie tylko dla obowigzanej spoiki, ale takze
dla zatrudnionych przez nig pracownikow. Z tego wzgledu, na obecnym etapie, bez
przeprowadzenia postgpowania dowodowego conajmniej w zakresie opinii bieglego, nie jest

mozliwe uwzglednienie wniosku o zabezpieczenie.

Dodatkowo, uprawniony nie wykazal interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.
Interes ten na pewno nie moze polega¢ na wyeliminowaniu z rynku produktu obowigzanego i
wprowadzeniu w to miejsce produktu wlasnego (gdyz to jest interes ekonomiczny, a nie
prawny). W Swietle obowiazujacych przepisOw prawa, interes prawny istnieje wtedy, gdy
brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi lub powaznie utrudni osiggniecie celu
postgpowania w sprawie. Uprawniony, uzasadniajac wniosek o udzielenie zabezpieczenia (s.
17 wniosku), ograniczyt si¢ w zasadzie do wskazania, ze cel postepowania nie zostanie w
peini osiagnigty, jezeli przyszly pozwany bedzie miat mozliwos¢ kontynuowania naruszen w
trakcie postepowania. Zatem dziatania stanowigce naruszenie praw wylacznych winny by¢
zdaniem uprawnionego przerwane natychmiast. Préozno jednakze szuka¢ w uzasadnieniu
konkretnych zdarzen lub przestanek, ktére w sposdb obiektywny stanowityby o braku
mozliwo$ci osiggniecia celu postepowania. Uprawniony nie wyjasnit nawet, dlaczego jego
zdaniem mozliwo$¢ kontynuowania naruszen w toku przyszilego postepowania pomig¢dzy
stronami uniemozliwi osiagniecie pelnego celu postgpowania. Kontynuujac wywadd,
uprawniony wskazal, ze dziatania podmiotéw naruszajacych prawo wytaczne moga wplywac
na renome produktow uprawnionego i przyczyni¢ si¢ do powstanie nieodwracalnych zmian w
strukturze rynkowej. W ocenie Sadu, jakkolwiek postepowanie zabezpieczajace poddane jest
innym rygorom niz postepowanie dowodowe, w konsekwencji czego uprawniony moze
ograniczy¢ si¢ do uprawdopodobnienia przestanek zabezpieczenia, to nie powinien poprzestac¢

na powotlaniu si¢ na ogoélnikowe stwierdzenia, w sposdb abstrakcyjny odnoszace si¢ do
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niniejszego postepowania, lecz winien przedstawi¢ argumenty w sposob konkretny odnoszace
si¢ do stanu faktycznego i przyszilych roszczen. Tym samym twierdzenie 0 mozliwosci
negatywnego wptywania na renome produktow R. , Inc. lub tez o nieodwracalnych zmianach
w strukturze rynkowej jawi si¢ jako watpliwe i nieprzekonujace w stopniu uzasadniajgcym
udzielenie uprawnionej zabezpieczenia.

Majac powyzsze na uwadze, Sad orzekt, jak w sentencji postanowienia.

SSO Agnieszka Matlak
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